BUNDESPATENTGERICHT

24 W (pat) 48/05 An Verkindungs Statt
zugestellt am
(Aktenzeichen) 22. Marz 2007

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

BPatG 154
08.05



betreffend die Marke 399 66 622

hat der 24. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts aufgrund

der mindlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:
Auf die Beschwerde der Widersprechenden wird der Beschluss
der Markenstelle fir Klasse 17 des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 21. Dezember 2004 aufgehoben, soweit der
Widerspruch aus der Marke 857 819 zurlickgewiesen worden ist.
Wegen des Widerspruchs aus der Marke 857 819 wird die LO6-

schung der Marke 399 66 622 mit Ausnahme der Ware ,Kleb-

stoffe” angeordnet.

Grinde

Die Wortmarke

REDITHERM

ist am 4. Februar 2000 unter der Nummer 399 66 622 fir die Waren

.Klebstoffe; Baumaterialien aus Metall, insbesondere Armierungen

und Dubel fur die Befestigung von Gebaudeisolierplatten; Dich-



tungs- und Isoliermaterialien, insbesondere Warmedammplatten;
Anstreich- und Verputzmaterialien fir die Gebaudeisolierung;

Baumaterialien (nicht aus Metall)®

in das vom Deutschen Patent- und Markenamt (DPMA) geflihrte Register ein-

getragen und am 9. Marz 2000 veroffentlicht worden.

Gegen die Eintragung der vorgenannten Marke hat die Inhaberin der prioritatsalte-

ren, fur die Waren

“Steine, Kunststeine; auf der Basis von Gips oder Kunststoffen
hergestellte Bauplatten, Verbundplatten, Wandbauteile und Form-
korper, samtliche mit und ohne Armierungen und gegebenenfalls
Kunststoffen versehen, fur Bauzwecke und fur Isolierungen gegen
Warme, Kalte, Schall, Erschitterungen und Feuchtigkeit; Zement,
Kalk, Kies, Gips, Pech, Asphalt, Teer, Rohrgewebe, Dachpappen

sowie plastische Massen fir Flachenbekleidungen®

am 28. Mai 1969 eingetragenen Wortmarke 875 819

Rigitherm

Widerspruch erhoben, der gegen alle Waren der angegriffenen Marke mit Aus-

nahme der Ware ,Klebstoffe* gerichtet ist.

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat mit am 28. August 2000 beim DPMA
eingegangenem Schriftsatz die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten.
Nach Vorlage von Glaubhaftmachungsunterlagen tber die Benutzung der Wider-
spruchsmarke fur warmedadmmende Verbundplatten in der Zeit von 1995 bis 2000
durch die Widersprechende hat die Inhaberin der angegriffenen Marke von ihrer

Nichtbenutzungseinrede ,warmedammende Verbundplatten* ausgenommen.



Mit Beschluss vom 21. Dezember 2004 hat die Markenstelle fir Klasse 17 des
DPMA, besetzt mit einem Beamten des héheren Dienstes, den Widerspruch aus
der Marke 875 819 zuriickgewiesen. Zur Begrindung fiuhrt die Markenstelle im
Wesentlichen aus, dass zwischen den Vergleichsmarken auch unter Bertcksichti-
gung teilweise gegebener hochgradiger Ahnlichkeit oder sogar Identitat der bei-
derseitigen Waren und normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke die
Ahnlichkeit der Marken nicht ausreiche, um eine Verwechslungsgefahr gemaR § 9
Abs. 1 Nr. 2 MarkenG zu begrinden. Auf die Benutzungslage der Widerspruchs-
marke komme es daher, trotz der von der Inhaberin der angegriffenen Marke er-
hobenen Einrede, nicht an. Die beiden Marken wirden ihre Pragung ausschliel3-
lich durch die Anfangsbestandteile ,REDI-* und ,Rigi-* erfahren, da der gemein-
same Endbestandteil ,-therm* als werbetbliche Abkirzung fur ,thermisch* wegen
seines auf Warme bzw. Temperatur hinweisenden Bedeutungsgehalts ein be-
schreibender und als Bestandteil zahlreicher deutscher Marken verbraucht sei
(vgl. BPatG PAVIS PROMA 33 W (pat) 124/02 ,SALITHERM/Alsitherm®;
28 W (pat) 189/02 ,FEMA-THERM/FRIATHERM?®). Die angesprochenen Ver-
kehrskreise wirden sich demzufolge nicht an diesem Bestandteil orientieren und
die ohnehin starker beachteten Wortanfange mit grof3erer Aufmerksamkeit wahr-
nehmen, wobei ihnen die dort vorhandenen klanglichen und schriftbildlichen Un-
terschiede auffallen missten. Zwar stimmten die jeweils aus zwei Silben und vier
Buchstaben bestehenden Wortelemente ,REDI-“ und ,Rigi-* im ersten und vierten
Buchstaben ,R - - i* Gberein. Auch handle es sich bei den zweiten Buchstaben ,e/i"
um helle Vokale. Dennoch gentigten die vorhandenen Unterschiede in den zwei-
ten und dritten Buchstaben um einen ausreichenden Markenabstand zu schaffen,
da bei derart kurzen pragnanten Bestandteilen ebenso wie bei Kurzmarken mit-
unter schon ein einzelner abweichender Buchstabe eine relevante Ahnlichkeit

ausschlieRen konne.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Widersprechenden. Sie macht eine
erhohte Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke geltend. Sie benutze neben

der Widerspruchsmarke in groRem Umfang mehrere registrierte Marken fur Bau-



materialien mit dem Bestandteil ,Rigi-“, namlich ,Rigicell, Rigidur, Rigimur, Rigi-
plan“ und ,Rigiton(e)”, wie sich aus der tabellarischen Aufstellung der jeweils unter
den Marken vertriebenen Absatzmengen an Baumaterialen (in Quadratmeter oder
Tonnen) fur die Geschéftsjahre 1998/99, 1999/2000 und 2000/01 sowie den eides-
stattlich versicherten, in diesen Jahren mit den Marken erzielten Umsatzen (ange-
geben in Tausend Euro) ergebe. Aul3erdem werde die Benutzung der Wider-
spruchsmarke ,Rigitherm“ auch fur die Zeit von 2001 bis 2005 an Hand des eides-
stattlich versicherten Absatzes, der in diesen Jahren mit den unter der Marke ver-
triebenen warmedammenden Verbundplatten (angegeben in Quadratmeter und
Tausend Euro) erzielt worden sei, sowie anhand von Rechnungskopien, Prospek-
ten und Preislisten glaubhaft gemacht. Angesichts dessen, dass es sich bei den
vertriebenen Waren nicht um hochpreisige Produkte handle, seien die getétigten
Umsatze auf dem hart umkampften Markt der Baumaterialien und Verbundplatten
beachtlich. Zwischen den angegriffenen Waren der jingeren Marke und den Wa-
ren der Widerspruchsmarke bestehe des Weiteren teilweise Identitat, im Ubrigen
hochgradige Ahnlichkeit. Unter Beriicksichtigung der dargelegten Umstande
konnten die relativ geringen Unterschiede im Schriftbild und Klang der Marken,
welche sich auf die abweichenden Buchstaben ,-ig-/-ed-“ beschrankten und die
angesichts der Uberwiegend Ubereinstimmenden Markenworter in den Hintergrund
traten, Verwechslungen in rechtserheblichem Umfang nicht vermeiden. Dabei
konne bei der Beurteilung der Ahnlichkeit der Marken nicht, wie dies die Marken-
stelle anscheinend getan habe, der gemeinsamen Bestandteil ,-therm“ au3er Acht
gelassen werden. Die Markenstelle Ubersehe hierbei, dass die Verbraucher Mar-

ken ublicherweise in ihrer Gesamtheit wahrnehmen wirden.

Die Widersprechende beantragt (sinngeman),

den angefochtenen Beschluss der Markenstelle aufzuheben und
die Loschung der angegriffenen Marke fur die Waren der Klas-
sen 6, 17 und 19 aufgrund des Widerspruchs aus der Marke
875 819 anzuordnen.



Die Inhaberin der angegriffenen Marke beantragt,

die Beschwerde der Widersprechenden zuriickzuweisen.

Nach ihrer Auffassung hat die Markenstelle den Widerspruch aus der Marke
875 819 zutreffend wegen fehlender Verwechslungsgefahr zuriickgewiesen. Sie
halt auch in der Beschwerdeinstanz die Einrede der Nichtbenutzung fur samtliche
Waren der Widerspruchsmarke mit Ausnahme von ,warmedammenden Verbund-
platten aufrecht. Warmedammende Verbundplatten seien mit den Waren ,Bau-
materialien aus Metall“ der angegriffenen Marke hinsichtlich ihrer Zusammen-
setzung und der regelmafligen betrieblichen Herkunft grundverschieden, so dass
insoweit Warenahnlichkeit zu verneinen sei. Die Markenstelle sei zu Recht von
normaler Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen. Die be-
haupteten Umsatzahlen fir die unter der Marke ,Rigitherm” vertriebenen Ver-
bundplatten bewegten sich in dieser eher hochpreisigen Branche allenfalls in einer
durchschnittlichen Gréf3enordnung und kénnten eine erhéhte Kennzeichnungskraft
nicht begrinden. Die angegebenen Absatz- und Umsatzzahlen in Bezug auf die
angeblich unter den weiteren ,Rigi“-Marken der Widersprechenden vertriebenen
Waren besagten nichts tber den Schutzumfang der Widerspruchsmarke fir war-
medammende Verbundplatten. Aber selbst bei unterstellter erhohter Kennzeich-
nungskraft der Widerspruchsmarke und Warenidentitat hielten die Marken einen
zum Ausschluss der Verwechslungsgefahr ausreichenden Abstand voneinander
ein. Zu Recht habe die Markenstelle angenommen, dass die Marken durch ihre
jeweiligen Wortanfange ,REDI-* und ,Rigi-“ gepragt wirden und demgegentber
der gemeinsame beschreibende, durch seine Verwendung in zahlreichen Dritt-
marken verbrauchte Bestandteil ,-therm” von den angesprochenen Verkehrskrei-
sen im Gesamteindruck vernachlassigt werde. Die Unterschiede in den Anfangs-
bestandteilen wirden ohne weiteres wahrgenommen werden, da ,Rigi-“ eher kurz
und eng (wie ,Riggi) und ,REDI“ eher lang gezogen (wie ,REHDI") gesprochen
werde und auch der stimmhafte Zahnlaut ,d“ sich deutlich von dem Gaumenlaut

».g" abhebe.



Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten Bezug genommen.

Die zulassige Beschwerde der Widersprechenden hat auch in der Sache Erfolg.
Nach Auffassung des Senats besteht zwischen den Vergleichsmarken im Umfang
der mit dem Widerspruch angegriffenen Waren der jingeren Marke eine marken-
rechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr gemaRl 8§ 9 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG, so
dass insoweit - unter Aufhebung des Beschlusses der Markenstelle - die Loschung
der angegriffenen Marke anzuordnen war (8 43 Abs. 2 Satz 1 MarkenG).

Die Inhaberin der angegriffenen Marke hat im Verfahren vor der Markenstelle zu-
lassig gemalR § 43 Abs. 1 Satz 1 und 2 MarkenG die Einrede mangelnder Be-
nutzung erhoben. Nachdem die Widersprechende zunéachst vor der Markenstelle
und spater erganzend im Beschwerdeverfahren Unterlagen zur Glaubhaftma-
chung der Benutzung der Widerspruchsmarke fur ,warmedammende Verbund-
platten“ vorgelegt hat, hat die Inhaberin der angegriffenen Marke ,warmedam-
mende Verbundplatten® ausdricklich von der Nichtbenutzungseinrede ausge-
nommen. Eine Benutzung fur weitere Waren wurde von der Widersprechenden
weder behauptet noch glaubhaft gemacht, weshalb bei der Entscheidung tber den
Widerspruch von diesen als benutzt anerkannten, dem eingetragenen Waren-
begriff ,Verbundplatten fir Bauzwecke und fur Isolierungen gegen Warme und
Kélte* zuzuordnenden Waren auszugehen ist (8 43 Abs. 1 Satz 3 MarkenG).

Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr i.S.d. 89 Abs. 1 Nr. 2 MarkenG ist
unter Berlcksichtigung aller Umstande des Einzelfalls umfassend vorzunehmen.
Dabei ist von einer Wechselwirkung zwischen den Beurteilungsfaktoren der Wa-
ren-/Dienstleistungsidentitdt oder -ahnlichkeit, der Markenidentitat oder
-ahnlichkeit und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke in der Weise

auszugehen, dass ein geringerer Grad der Ahnlichkeit der Waren/Dienstleistungen



durch einen hoheren Grad der Ahnlichkeit der Marken oder der Kennzeichnungs-
kraft der alteren Marke ausgeglichen werden kann und umgekehrt (st. Rspr.; vgl.
u. a. EuGH GRUR 1998, 387, 389 (Nr. 22) ,Sabel/Puma“; GRUR Int. 1999, 734,
736 (Nr.18-21) ,Lloyd“; GRUR Int. 2000, 899, 901 (Nr.40) ,Marca/Adidas";
GRUR 2005, 1042, 1044 (Nr. 27) ,THOMSON LIFE"; BGH GRUR 2004, 865, 866
,Mustang“; GRUR 2005, 513, 514 ,MEY/Ella May").

Die fur die angegriffene Marke registrierten Waren ,Dichtungs- und Isoliermateria-
lien, insbesondere Warmedammplatten; Anstreich- und Verputzmaterialien fur die
Gebaudeisolierung; Baumaterialien (nicht aus Metall)* werden von den fur die Wi-
derspruchsmarke zu beriicksichtigenden ,wa&rmeddmmenden Verbundplatten®
zum Teil im Identitatsbereich, im Ubrigen im engeren Ahnlichkeitsbereiche erfasst.
Die betreffenden Waren kénnen warmedammenden Verbundplatten hinsichtlich
ihrer stofflichen Beschaffenheit (so fallen unter Baumaterialien auch Verbundplat-
ten), ihres Verwendungszwecks (der Isolierung) sowie ihrer regelmafigen Her-
stellungsstatten sehr nahe stehen. Eine zumindest durchschnittliche Ahnlichkeit
ist, trotz unterschiedlicher Materialbeschaffenheit, ferner auch im Verhaltnis zu
den Waren ,Baumaterialien aus Metall, insbesondere Armierungen und Dubel fur
die Befestigung von Gebaudeisolierplatten* der angegriffenen Marke im Hinblick
darauf anzunehmen, dass es sich insoweit um einander erganzende Produkte aus
dem Bereich der Baumaterialien handeln kann, die auch in den Vertriebsstatten
regelmaRig zusammen angeboten werden (vgl. EuGH GRUR 1998, 922, 923
(Nr. 23) ,Canon“; BGH GRUR 1998, 925, 926 ,Bisotherm-Stein“). Gegen die Ware
.Klebstoffe* war der auf die Waren der Klassen 6, 17 und 19 der angegriffenen
Marke beschrankte Widerspruch von Anfang an nicht gerichtet. Diese Ware ist

daher nicht beschwerdegegenstandlich.

Die Widerspruchsmarke besitzt von Haus aus normale Kennzeichnungskraft. Trotz
des in dem hinteren Bestandteil ,-therm* zutage tretenden, auf Temperatur hin-
weisenden, beschreibenden Anklangs und der Verbrauchtheit dieses Bestandteils

aufgrund seiner zahlreichen Verwendung in Drittzeichen, handelt es sich um eine



in der Gesamtheit phantasievolle unterscheidungskréaftige Wortschopfung. Eine
erhohte Kennzeichnungskraft, wie sie die Widersprechende geltend macht, kann
der Widerspruchsmarke oder ihrem Anfangsbestandteil ,Rigi-* aufgrund der zur
Benutzung der Marke ,Rigitherm” sowie einer Zeichenserie mit dem Anfangsbe-
standteil ,Rigi-“ vorgetragenen und glaubhaft gemachten Tatsachen allerdings
nicht zugebilligt werden. Der eidesstattlich versicherte Absatz von warmedam-
menden Verbundplatten unter der Marke ,Rigitherm® in den Geschéftsjah-
ren 1995/96 bis 2004/05, der sich zwischen jahrlich 109 073 m2 (2001/02) und
638 474 m2 (1995/96) bewegt, was Umsatzen zwischen Euro 371 000,- und in
etwa Euro 2 226 000,- entspricht, belegt zwar eine langjdhrige gute Benutzung der
Marke in einem ernsthaften Umfang. Die meist unter einer Million Euro liegenden
Umsatzzahlen sprechen dabei aber, auch wenn es sich bei den warmedammen-
den Verbundplatten nicht um hochpreisige Produkte handeln sollte, eher fur einen
gut durchschnittlichen als fur einen besonders starken, deutlich tiber dem Durch-
schnitt liegenden Benutzungsumfang. Entsprechendes gilt fur die im Verkehr ein-
gesetzten weiteren Marken mit dem Anfangsbestandteil ,Rigi“, fur die im Ubrigen
nur Absatzmengen und Umsatzzahlen in den Geschéftsjahren 1998/99 bis
2000/01 genannt worden sind, die allenfalls Erkenntnisse bezuglich des fir die
Frage einer erhohten Kennzeichnungskraft maf3geblichen Zeitpunkts der Anmel-
dung der angegriffenen Marke im Oktober 1999 vermitteln kdnnen, nicht aber hin-
sichtlich des hierflir ebenfalls relevanten Entscheidungszeitpunkt im Beschwerde-
verfahren (vgl. hierzu Strobele/Hacker, MarkenG 8. Aufl.,, 8 9 Rdn. 35 m. N. w.).
Ohne weitere belegte Angaben, insbesondere Uber die Marktanteile der unter den
»Rigi“-Marken vertriebenen Produkte, lassen die - insoweit unbestritten - unter den
einzelnen Marken abgesetzten Mengen an Baumaterialen nur auf den tatsachli-
chen Einsatz von verschiedenen Zeichen einer ,Rigi“-Serie in den genannten Jah-
ren, nicht aber auf eine dem Umfang nach tberdurchschnittliche Benutzung der
jeweiligen Serienmarken schliel3en. Wenngleich daher der Widerspruchsmarke in
dem vorliegenden Widerspruchsverfahren im Ergebnis kein aufgrund starker Be-
kanntheit erhéhter Schutzumfang zukommt, so ist ihr doch als einer im Verkehr

langjahrig eingesetzten und gut platzierten Marke fur warmedammende Verbund-
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platten gegenuber einer unbenutzten Marke eine im oberen Bereich des Durch-
schnitts liegende Kennzeichnungskraft beizumessen (vgl. Strobele/Hacker,
a.a. 0., 89 Rdn. 186 m. N. w.).

Unter Berticksichtigung der sich wechselseitig beeinflussenden Faktoren bedarf es
im Hinblick darauf auch im Bereich der lediglich durchschnittlich &hnlichen Waren
keiner hochgradigen Ahnlichkeit der Marken, um eine Verwechslungsgefahr zu
begriinden, vielmehr gentgt insoweit grundsatzlich bereits eine durchschnittliche
Markenahnlichkeit. In klanglicher Hinsicht weisen die beiden Markenwdrter nach
Auffassung des Senats sogar eine deutlich ausgepragte Nahe auf, weshalb in die-
ser Richtung eine markenrechtlich beachtliche Verwechslungsgefahr zu bejahen

ist.

Bei der Beurteilung der Ahnlichkeit ist maRgeblich auf den von den Marken her-
vorgerufenen Gesamteindruck unter Berucksichtigung der unterscheidungskrafti-
gen und dominierenden Elemente abzustellen. Entscheidend kommt es insoweit
darauf an, wie die Marken auf den Durchschnittsverbraucher der jeweiligen Waren
wirken, der eine Marke regelmaRig als Ganzes wahrnimmt und nicht auf die ver-
schiedenen Einzelheiten achtet (vgl. EUGH a. a. O. (Nr. 23) ,Sabel/Puma*“, a. a. O.
(Nr. 25) ,Lloyd; GRUB Int. 2004, 843, 845 (Nr.29) ,MATRATZEN“ BGH
GRUR 2006, 60, 62 (Nr. 17) ,coccodrillo®).

Bei den an prominenter Stelle am jeweiligen Wortanfang stehenden Eingangsele-
menten ,REDI-* und ,Rigi-“ handelt es sich ohne Zweifel um die in beiden Wort-
marken unterscheidungskréaftigen und gegeniber dem aufgrund der darin enthal-
tenen beschreibenden Anklange und seiner Verbrauchtheit allenfalls gering kenn-
zeichnungskraftigen hinteren Bestandteil ,-therm” (s. oben sowie u.a. BPatG
PAVIS PROMA 33 W (pat) 124/02 ,SALITHERM/Alsitherm®; 28 W (pat) 189/02
,FEMA-THERM/FRIATHERM") dominanten Zeichenbestandteile. Wenngleich den
beiden vorderen Bestandteilen infolgedessen sowohl bei objektiver Bewertung der

Kennzeichnungskraft als auch nach der subjektiven Aufmerksamkeit des Verkehrs



-11 -

ein grolReres Gewicht fur die Prufung der Verwechslungsgefahr zukommt, darf
hierbei gleichwohl der Ubereinstimmende hintere kennzeichnungsschwache Be-
standteil ,therm® nicht ganz aul3er Acht gelassen werden. Vielmehr ist dieser in
seiner den - klanglichen — Gesamteindruck zumindest mitbestimmenden Wirkung
in die Bewertung einzubeziehen (vgl. BGH GRUR 1996, 200, 201
.Innovadiclophlont‘; GRUR 2004, 783, 785 ,NEURO-VIBOLEX/NEURO-
FIBRAFLEX"; BPatG GRUR 2004, 950, 953 ,ACELAT/Acesal®). Zu bertcksichti-
gen ist weiter, dass die beiden Wortmarken gerade auch in den besagten Ein-
gangsbestandteilen erhebliche phonetische Ahnlichkeiten aufweisen. Diese be-
schranken sich nicht auf die Ubereinstimmenden Laute ,R--i“ sondern
erstrecken sich daruber hinaus auf die in ihrem Klang angenaherten, jeweils hellen
Vokale ,ef/i* sowie die beiden konsonantischen Zweitsilbenanlaute ,d/g“, die als
stimmhaft weiche Augenblickssprenglaute leicht flreinander gehort werden kon-
nen. Im Zusammenwirken mit dem gemeinsamen hinteren Wortelement ,-therm*
treten die vorhandenen geringen Abweichungen im klanglichen Gesamteindruck
der Markenwoérter angesichts gleicher Silbenzahl und -gliederung sowie gleichen
Sprech- und Betonungsrhythmusses nicht hinreichend hervor, um eine beachtliche
Verwechslungsgefahr der Marken bei ihrer (fern)mindlichen Wiedergabe aus-
schliel3en zu kdénnen. Dafiir dass, wie die Inhaberin der angegriffenen Marke vor-
tragt, die erste Silbe der angegriffenen Marke lang gedehnt, hingegen die erste
Silbe der Widerspruchsmarke verkirzt ausgesprochen wirde, gibt die Orthogra-
phie der Markenworter keinen Anhalt, da weder nach dem Vokal ,e" in der ange-
griffenen Marke ein Dehnungs-,h* folgt, noch in der Widerspruchsmarke der Kon-
sonant ,d“ nach dem Vokal ,i“ verdoppelt ist.

Es bestand kein Anlass, einer der Beteiligten die Kosten des Beschwerdeverfah-
rens aus Billigkeitsgrinden aufzuerlegen (8 71 Abs. 1 MarkenG).

gez.
Unterschriften



